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POSTANOWIENIE

Dnia 16 stycznia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skiadzie:

Przewodniczacy: sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku S. z siedzibg w Tokio
z udziatem A. D. (D.)

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:
I. udzieli¢ S. z siedzibg w Tokio zabezpieczenia roszczen o:
1. zakazanie A.D. naruszania unijnych znakéw towarowych wnioskodawcy:

- stownego unijnego znaku towarowego SEIKO nr 521732 zarejestrowanego 8 grudnia 1999 r.,

- stownego unijnego znaku towarowego SEIKO nr 9492182 zarejestrowanego 26 kwietnia 2011 r.
polegajgcego na: przywozie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz
skladowaniu w powyzszych celach: zegarkéw, instrukcji obstugi zegarkéw i opakowan zegarkow
opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: SEIKO nr 521732 oraz SEIKO nr 9492182, ktére to
towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przez wnioskodawce lub za jego zgoda,

poprzez: zakazanie A.D.— na czas trwania postepowania — przywozu, wprowadzania do obrotu,
importowania, oferowania oraz sktadowania w tych celach, a takze reklamowania, w szczegélnosci w
sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej www. (...).pl, jak rdwniez na innych stronach
internetowych uzywanych lub bedacych pod kontrolg obowigzanego oraz za posrednictwem aukcji
internetowych wystawionych przez obowigzanego pod nazwg uzytkownika (...) bgdZ innymi nazwami
uzytkownika, na portalu (...).pl: zegarkéw, instrukcji obstugi zegarkéw iopakowan zegarkow
opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: SEIKO nr 521732 oraz SEIKO nr 9492182, ktére to
towary nie zostaly uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przez wnioskodawce lub za jego zgoda,


http://www.cyfra.eu/

2. nakazanie wycofania z obrotu oraz zniszczenia towaréw w postaci zegarkdw, instrukcji obstugi
zegarkow i opakowan zegarkdéw opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: SEIKO nr 521732 oraz
SEIKO nr 9492182, ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawce lub za jego zgoda,

poprzez:

a. nakazanie obowigzanemu — na czas trwania postepowania - wycofania z obrotu bedgcych jego
wlasnoscig zegarkow, instrukcji obstugi zegarkéw i opakowan zegarkéw opatrzonych unijnymi
znakami towarowymi: SEIKO nr 521732 i SEIKO nr 9492182, ktére to towary nie zostaty uprzednio
wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawce

lub za jego zgoda,

b. nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — stanowigcych wiasno$¢ A.D. zegarkow,
instrukcji obstugi zegarkow i opakowan zegarkow opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: SEIKO
nr 521732 i SEIKO nr 9492182, ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez wnioskodawce lub za jego zgoda,
znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanego, w hurtowniach i magazynach obowigzanego oraz
w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego i oddanie

ich pod dozér obowigzanego, komornika albo osoby trzeciej;
Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

Il. wyznaczy¢ S. z siedzibg w Tokio dwutygodniowy termin do wniesienia wobec A.D. pozwu

obejmujgcego roszczenia okreslone w punkcie |.
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UZASADNIENIE

15 stycznia 2020 r. S. z siedzibg w Tokio wniosta o udzielenie zabezpieczenia roszczen o:

1. zakazanie A.D. prowadzacemu dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg D. naruszania stownych
unijnych znakow towarowych SEIKO nr 521732 zarejestrowanego
8 grudnia 1999 r. i SEIKO nr 9492182 zarejestrowanego 26 kwietnia 2011 r. polegajgcego na przywo-
zie, wprowadzaniu do obrotu, importowaniu, oferowaniu, reklamowaniu oraz sktadowaniu w powyz-
szych celach zegarkéw, instrukcji obstugi zegarkéw i opakowah zegarkéw opatrzonych unijnymi
znakami towarowymi SEIKO nr 521732 i nr 9492182, ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowa-
dzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez uprawniong lub
za jej zgoda, poprzez zakazanie A. D. — na czas trwania postepowania — przywozu, wprowadzania do
obrotu, importowania, oferowania i sktadowania w wymienionych celach, a takze reklamowania, w

szczegolnosci w sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej www. (...).pl, jak réwniez na

innych stronach internetowych uzywanych Ilub bedacych pod kontrolg obowigzanego i za
posrednictwem aukcji internetowych wystawionych przez obowigzanego, pod nazwg uzytkownika (...)
badz innymi nazwami uzytkownika, na portalu (...).pl zegarkéw, instrukcji obstugi  zegarkow
i opakowan zegarkoéw opatrzonych unijnymi znakami towarowymi SEIKO nr 521732 i nr 9492182,
ktore to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawniong
lub za jej zgoda.

2. nakazanie wycofania z obrotu oraz zniszczenia zegarkéw, instrukcji obstugi zegarkéw i opakowan
zegarkow opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: SEIKO nr 000521732 i nr 009492182, ktére to
towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawniong lub za jej

zgoda, poprzez:

a. nakazanie A.D. — na czas trwania postepowania - wycofania z obrotu bedacych jego witasnoscig
zegarkow, instrukcji obstugi zegarkow oraz opakowan zegarkéw opatrzonych unijnymi znakami
towarowymi: SEIKO nr 521732 oraz SEIKO nr 9492182, ktére to towary nie zostaty uprzednio

wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawniong lub za jej zgoda;

b. nakazanie zajecia — na czas trwania postepowania — zegarkow, instrukcji obstugi zegarkéw i opako-
wan zegarkéw opatrzonych unijnymi znakami towarowymi: SEIKO nr 521732 i SEIKO nr 9492182,
ktére to towary nie zostaty uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez uprawniong
lub za jej zgoda, znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanego, w jego hurtowniach i magazynach oraz
w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postepowania zabezpieczajgcego i oddanie

ich pod dozér obowigzanego, komornika albo osoby trzeciej.

Na podstawie art. 756> w zw. z art. 1050" i art. 1051" k.p.c., w przypadku wydania postanowienia w

przedmiocie zabezpieczenia roszczen wniosta o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem zapfaty
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1.000 zt na rzecz wnioskodawcy za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw okreslonych w punkcie 1, 2.

Sad ustalit:

Spotka prawa handlowego Cesarstwa Wielkiej Japonii S. (Corporation) z siedzibg w Tokio
jest producentem zegarkéw o ogdélnoswiatowej renomie. Poczatki S. siegajg 1881 r. kiedy to K.H.
zatozyt warsztat i sklep zegarmistrzowski, a jedenascie lat pdzniej otworzyt pierwszg fabryke urzgdzen
do mierzenia czasu i stworzyt spotke ,(...)", gdzie stowo ,seiko” w jezyku japohskim oznacza:
~wysmienity”, ,sukces”, jak i ,minuta”, a stowo ,sha” oznacza ,dom”. W nastepnych dekadach spétka
rozwijata sie dzieki naktadom na rozwdj i udanym projektom, takim jak zegarek kieszonkowy, czy
pierwszy zegarek nareczny wyprodukowany w Japonii. W 1923 r. wladze spotki zdecydowaty o
zmianie firmy na ,Seiko”. Wdéwczas tez wprowadzono na rynek pierwszy zegarek z takim
oznaczeniem. Kolejne lata to czas rozwoju i sukceséw uprawnionej oraz marki ,Seiko” — produkciji
pierwszego na $wiecie zegarka kwarcowego, obstugi igrzysk olimpijskich i innych wydarzen

sportowych. (dowod: wydruki ze strony internetowej k.65-92)

Seiko Holdings dziata na ogdlnoswiatowym, konkurencyjnym rynku, dlatego niezwykle
istotnym obszarem jest marketing, reklamowanie i udostepnianie towaréw na rynki inne niz
macierzysty. Uprawniona wprowadza do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
zegarki oznaczone jej znakami towarowymi. Aby zapewni¢ wysoki standard sprzedazy swych
produktéw, uprawniona oferuje je i wprowadza do obrotu korzystajgc z sieci wykwalifikowanych i
wyselekcjonowanych dystrybutoréw. Jednym z nich jest(...) S.A. - lider w dziedzinie zegarkéw SEIKO
posiadajacy w Polsce sie¢ wtasnych salonéw firmowych i sklep internetowy pod nazwg Time Trend.
(dowdd: wydruki ze stron internetowych k.155-170)

S. Holdings jest wytgcznie uprawniona do stownych unijnych znakéw towarowych SEIKO

zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod numerami:

- 521732 w dniu 8 grudnia 1999 r., m.in. dla towaréw w klasach 9. i 14. klasyfikacji nicejskiej (baterie
do zegarkow, zegary i inne przyrzady zegarmistrzowskie; przyrzady zegarmistrzowskie i chrono-
metryczne; zegarki, zegary i stopery, futeraty, skrzynki do zegaréw, pudetka zegarowe i zegary; paski
do zegarkow, pudta i etui ze skéry lub imitacje skoéry; czesci i akcesoria do wszystkich uprzednio
wymienionych towardow)

- 9492182 w dniu 26 kwietnia 2011 r. m.in dla towaréw w klasach 8., 9., 14. i 37. klasyfikacji nicejskiej
(futeraty i etui; bransoletki elastyczne do zegarkéw; wskazowki do zegarkéw; opakowania do
przenoszenia zegaréw; baterie do zegarkow, zegary i inne przyrzady zegarmistrzowskie; przyrzady
zegarmistrzowskie i chronometryczne; zegarki, zegary i stopery, futeraly, skrzynki do zegarow,
pudetka zegarowe i zegary; paski do zegarkéw, pudia i etui ze skory lub imitacje skory; czesci i
akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towaréw; naprawa i konserwacja zegarkéw, zegary i
inne przyrzady zegarmistrzowskie i przyrzady chronometryczne). (dowdd: Swiadectwa rejestracji i
wydruki z bazy EUIPO k.94-153)

Znaki SEIKO umieszczane sg na towarach uprawnionej, instrukcjach obstugi zegarkéw i ich
opakowaniach, nie wszystkie jednak wystepujg jednoczesnie. (dowdd: wydruki ze stron internetowych
k.65-92, 155-170)



A.D. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg D. w Katowicach jest importerem
zegarkéw produkowanych m.in. przez uprawniong. Wedtug informacji zamieszczonej na jego stronie
internetowej, obowigzany importuje zegarki od ponad dziesieciu lat. Deklaruje, ze sg one ,w 100%
oryginalne i pochodzg od dystrybutoréw i producentéw danej marki.” Najnizsze ceny na rynku sg
wynikiem stosowania wtasnego importu. A.D. oferuje i prowadzi sprzedaz towardéw za posrednictwem
sklepu internetowego na stronie internetowej www. (...).pl i na portalu (...).pl postugujac sie loginem
»(...)". Obowigzany daje konsumentom mozliwo$¢ ogledzin trzech wybranych i wskazanych mu
mailowo produktéw w biurze w K. przy ulicy (...). (dowdd: wydruki ze strony internetowej k.172,

informacja z CEIDG k.174, print-screeny przyktadowych aukcji internetowych i ofert k.176-279)

Dziatania obowigzanego polegajgce na wprowadzaniu do obrotu zegarkéw, ich opakowan i
instrukcji obstugi, ktére nie zostaty wprowadzone do obrotu przez uprawniong ani za jej zgodg w
Europejskim Obszarze Gospodarczym sg bezprawne. 8 kwietnia 2019 r. petnomocnik uprawnionej
otrzymat powiadomienie od Naczelnika Slgskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Katowicach Oddziat
Celny w Chorzowie, ze w zwiazku z decyzjg ochronng holenderskich wiadz celnych dokonano
zatrzymania 242 zegarkow narecznych z odczytem wskazéwkowym (206 z naciggiem automatycznym
i 36 zasilanych elektrycznie) ze znakiem SEIKO, w stosunku do ktérych powstato uzasadnione
podejrzenie naruszenia praw do znakéw towarowych. Zegarki zapakowane byty w woreczki foliowe,
po kilka sztuk w pudetka kartonowe i zbiorczo w opakowania kartonowe. W trzech zbiorczych
opakowaniach kartonowych stwierdzono 242 pudetka do pakowania zegarkéw do sprzedazy
detalicznej oznaczonych SEIKO. (dowdd: powiadomienie k.281-283) Pismem z 23 kwietnia 2019 r.
Naczelnik Urzedu Celno-Skarbowego w Katowicach udzielit szczegétowych informacji dotyczgcych
zatrzymania zegarkow, ktérych odbiorcg byt obowigzany, a eksporterem (...) Limited. (...) , (...)
(--),(...)., H.. (dowdd: pismo i fotografie k.285-295)

Zatrzymane zegarki oznaczone SEIKO nie zostaty wprowadzone do obrotu w Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda. Dane uzyskane z wewnetrznego
systemu oznaczania produktéw wskazywaty na ich bezposredni import z H.. Autoryzowany dystrybutor
uprawnionej na terytorium H. (...)Limited zaprzeczyt, by eksporter zatrzymanych towaréw nabyt je od
niego i zostat zarejestrowany jako jego klient. Autoryzowany dystrybutor uprawnionej na terytorium
Polski(...) S.A. takze nie wskazat A.D. jako swojego klienta. Obowigzany wprowadza zatem do obrotu
towary oznaczone SEIKO bez zgody uprawnionej do znakéw towarowych. Wiekszos¢ modeli
zatrzymanych zegarkdéw nie jest ponadto oferowana przez S. Holdings w Europejskim Obszarze
Gospodarczym (SNKD99K1, SNXS77J1, SNXS79J1, SNKEO04K1, SNK607K1, SNZF15K1,
SNZG09J1, SNZG11K1, SNZH57K1, SNDC89P2, SKS627P1, SKX007J1, SKZ209J1, SKZ211K1,
SNA411P1, SNK375K1, SNZF15J2, SRP605J2, SRPB40K1, SRPC51J1). (o$wiadczenie

uprawnionej)

Opakowania, ktore byty przedmiotem zatrzymania nie sg obecnie uzywane przez uprawniona.
Nie sg one wytwarzane od ponad dziesieciu lat. A.D. zadeklarowat oryginalno$¢ oferowanych przez
siebie produktéw argumentujac, iz takie zapewnienie uzyskat od swojego dostawcy, ktéry miat naby¢
produkty od oficjalnego dystrybutora Seiko Holdings, odmdwit jednak ujawnienia nazw dostawcy i

dystrybutora.



Na tarczy zegarka ze znakami towarowymi SEIKO o wyglgdzie: widnieje dzien
tygodnia zapisany literami alfabetu arabskiego, a takie zegarki nie sg wprowadzane na rynek EOG za
zgodg uprawnionej. Przy pomocy szesciocyfrowych kodéw umieszczanych na kazdym egzemplarzu
poszczegolnych modeli zegarkédw uprawniona weryfikuje ich pierwotny rynek przeznaczenia.
Korzystajgc z kodu ustalita ona, ze miejscem pierwotnej destynacji zegarkéow oferowanych przez
obowigzanego poprzez strong internetowg www. (...).pl i bedgcych przedmiotem zatrzymania nie byt

rynek EOG. (dowdd: fotografia k.297, oSwiadczenie uprawnionej)

W pazdzierniku 2019 r. uprawniona dokonata zakupoéw kontrolowanych produktow
sprzedawanych przez A.D., ktére wykazaty, ze zegarki ze znakami stownymi SEIKO i graficznym

=

szesciocyfrowe numery wskazujgce na ich przeznaczenia na rynek inny niz EOG. (dowdd: paragon i
faktury k.299, 313, 326, karty gwarancyjne k.301, 315, 328, fotografie k.303-311, 317-324, 330-336,

dowody rzeczowe)

umieszczonymi na produktach, ich opakowaniach, instrukcjach i zawieszkach majg

Sad zwazyt:

Przepis art. 9 ust. 2a rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z dnia 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze
bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego jego witasciciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie majg jego
zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardw lub ustug, oznaczenia identyczne-
go z unijnym znakiem towarowym w odniesieniu do towaréw lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla

ktorych znak ten zostat zarejestrowany.

Réwnoczesnie art. 15 stanowi w ust. 1, Ze unijny znak towarowy nie uprawnia do zakazywania
jego uzywania w odniesieniu do towardw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu na terytorium Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez wiasciciela lub za jego zgodg. Od dawna
utrwalony jest poglad Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej o istnieniu uprawnienia wtasciciela
znaku do decydowania o pierwszym wprowadzeniu opatrzonego nim towaru do obrotu w okreslonym
czasie i miejscu. (np. wyroki ETS z 16.07.1998 r. w sprawie C-355/96 S., z 1.07.1999 r. w sprawie C-
173/98 A., z 20.11.2001 r. w potgczonych sprawach C-414/99 do C-416/99 Z., z 14/07/2011 r. w
sprawie C-46/10 V.)


http://www.crazytime.pl/

W wyroku z 3.06.2010 r. w sprawie C-127/09 C. GmbH vs S.AG Trybunat stwierdzit, ze
wyczerpanie praw przyznanych przez znak ma miejsce tylko wtedy, gdy wiasciciel udzielit — w sposéb
wyrazny — zgody na wprowadzenie do obrotu w EOG towardow, w stosunku do ktdrych powotano sie na
wyczerpanie. Zgoda taka musi zosta¢ wyrazona w sposéb pozy-tywny (consent must be expressed
positively), a czynniki brane pod uwage przy ustalaniu zgody dorozu-mianej muszg jednoznacznie
swiadczy¢ o tym, ze wiasciciel zrzekt sie jakiejkolwiek intencji wykonywa-nia swego prawa. To na
importerze cigzy obowigzek udowodnienia istnienia zgody. Uprawniony zas nie musi dowodzi¢ jej braku.
Zgody dorozumianej nie mozna stwierdzi¢ tylko na tej podstawie, ze:

a. uprawniony nie zakomunikowat wszystkim dalszym nabywcom towaréw wprowadzonych na
rynek poza EOG, ze sprzeciwia sie sprzedazy tych towaréw wewnatrz EOG,

b. towary nie sg oznaczone ostrzezeniem, informujacym o zakazie ich sprzedazy w EOG,

(o} uprawniony przeniést wiasnosé towaréw, oznaczonych jego znakiem, bez zadnego zastrzezenia
umownego, wediug prawa wtasciwego dla danej umowy, przeniesione prawo wtasnosci obejmuje, przy
braku takich zastrzezen, nieograniczone prawo odsprzedazy lub - w kohAcu - prawo dalszej sprzedazy

towarow wewnatrz EOG.

Udzielajac odpowiedzi na pytanie sgdu krajowego w wyroku wydanym w potgczonych sprawach
C-414/99, C-415/99 i C-416/99 Z. Trybunat stwierdzit, ze dla wyczerpania praw wytgcznych nie ma
znaczenia fakt, iz importer towaréw opatrzonych znakiem nie jest Swiadomy sprzeciwu uprawnionego
wprowadzania tych towaréw na rynek wewnagtrz EOG lub ich sprzedazy na tym obszarze przez podmioty
inne niz autoryzowani sprzedawcy detaliczni, albo ze autoryzowani sprzedawcy detaliczni lub hurtowi nie
natozyli na osoby nabywajgce od nich towary ograniczeh umownych, chociaz zostali o takiej
koniecznosci poinformowani przez uprawnionego. (por. T. Sieniow Rozktad ciezaru dowodu w sprawach
importu réwnolegtego LEX, J. Sozanski Wfasnosc intelektualna i przemystowa w Unii Europejskiej,
Wydawnictwo luris, Warszawa 2008, s.115).

Zgoda uprawnionego na wprowadzenie do obrotu towaru w EOG, wyrazona w sposéb wyrazny
lub dorozumiany, powinna by¢ udowodniona przez przedsigbiorce, ktéry sie na nig powotuje. (pkt 29
wyroku w sprawie C-127/09, pkt 46, 54 i 58 wyroku w sprawach Z. oraz pkt 34 wyroku z 8.04.2003 r. w
sprawie C-244/00 V.). Fakt jej udzielenia musi zosta¢ udowodniony w odniesieniu do konkretnych
egzemplarzy towaru z chronionym znakiem. (por. wyrok w sprawie C-173/98) Nie jest wystarczajgca
zgoda na wprowadzenie do obrotu towaréw identycznych. W przypadku wprowadzenia do obrotu
towardéw poza obszarem EOG nie nastgpi skutek w postaci wyczerpania prawa wytgcznego, w zwigzku z
tym powotanie sie przez pozwanego na takg okolicznos¢ nie bedzie skuteczne. (por. wyrok ETS z
15.10.2009 r. w sprawie nr C-324/08 M.)

Stosownie do wyroku wydanego przez Europejski Trybunat Sprawiedliwosci w sprawie C-244/00
V.w tego rodzaju sprawach nastepuje odwrdcenie ciezaru dowodu. Reguta dowodowa, zgodnie z ktérg
pozwany podnoszacy na swojg obrone zarzut wyczerpania prawa z rejestracji powinien wykazac jego
przestanki jest zgodna z prawem unijnym, w szczegdélnosci z art. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady nr
89/104/EWG z 21/12/1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszg-
cych sie do znakéw towarowych, zmienionej umowg miedzynarodowg z 2.05.1992 r. o utworzeniu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakze wymogi wynikajgce z koniecznosci ochrony swobody
przeptywu towaréw unormowanej, min. z art. 28 i 30 TWE, moga prowadzi¢ do potrzeby modyfikaciji tej

reguly. Gdy pozwany wykaze istnienie realnego niebezpieczenstwa podziatu rynkéw krajowych, w



szczegolnosci, gdy uprawniony z rejestracji wprowadza do obrotu w EOG swoje towary w systemie
dystrybucji wytgcznej, wtedy to on zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, iz zostaty one pierwotnie
wprowadzone do obrotu przez niego lub za jego zgodg poza EOG. Jezeli powdd dostarczy taki dowdd,

pozwany ma obowigzek wykaza¢, ze uprawniony do znaku wyrazit zgode na ich dalszy zbyt w EOG.

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg przepisom rozporzgdzenia. Zadanie zakazania
obowigzanej naruszania prawa z rejestracji znajduje uzasadnienie w ust. 2a art. 9. W ust. 3 przepis
ten stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci nastepujgce dziatania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b)  oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub Swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywéz lub wywéz towaréw pod takim oznaczeniem;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

W przypadku, gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba ze istniejg szczegdlne powody zaniechania
tego, decyzje zakazujgcg mu dziatan stanowigcych naruszenie lub stwarzajgcych grozbe naruszenia
znaku. Stosuje rowniez takie $rodki, zgodnie z przepisami swojego prawa krajowego, ktérych celem
jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust.1) Odnosi sie to wprost do przepiséw ustawy z

30 czerwca 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej:

- art. 296 ust. 1 stanowigcego, ze osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone
moze zada¢ od naruszyciela (oprécz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych

korzysci oraz naprawienia wyrzadzonej szkody w razie zawinionego naruszenia

- art. 286, stanowigcego, ze sad, rozstrzygajagc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek
uprawnionego, o bedacych witasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegollnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzone;j

na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Zgodnie z art. 131, do saddéw panstwa czionkowskiego moze by¢ ziozony wniosek o
zastosowanie $srodkéw tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku
towarowego, ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)
Zabezpieczenia roszczen przedsigbiorcy o zakazanie naruszen praw wiasnosci przemystowej i
czyndw nieuczciwej konkurencji udziela sig na zasadach ogélnych. Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek
powinien zawieraé uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu
zabezpieczenia, ktory istnieje wowczas, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni
wykonanie zapadtego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb uniemozliwi albo powaznie utrudni
osiggniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia
interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a

obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art.

747 pkt 1 k.p.c.) Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sgd udziela



zabezpieczenia w taki sposéb, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc
sposobdw przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze
unormowaé prawa i obowigzki stron lub uczestnikdw postepowania na czas trwania postepowania.
(art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sadu S. Holdings nalezycie uprawdopodobnita swg wytagcznos$¢ uzywania w Unii
Europejskiej stownych znakéw towarowych SEIKO (nr nr 521732, 9492182) dla zegarkow, pudetek i
akcesoriow do zegarkow. Dla towarow identycznych z objetymi rejestracjg znakéow SEIKO A. D.
uzywa identycznych oznaczen. Jakkolwiek uprawniona nie kwestionuje oryginalnosci samych
urzadzen, to bardzo bogaty materiat dowodowy oraz obszerne wyjasnienia przekonujg, ze oferowane
przez obowigzanego towary ze znakami SEIKO nie zostaty wprowadzone do obrotu w Europejskim
Obszarze Gospodarczym przez uprawniong ani za jej zgoda, A. D. dopuszcza sie zatem naruszenia
praw do unijnych znakéw towarowych SEIKO w sposob stypizowany w art. 9 ust. 2a rozporzadzenia.
Jego dziatanie jest bezprawne przynajmniej w odniesieniu do tych urzadzen, ich opakowan i
akcesoriow, ktére sg oznaczone kodami wskazujgcymi wprost na przeznaczenie towaru do sprzedazy
poza terytorium EOG. Brak zgody na uzywanie jej znakéw towarowych oraz niewyczerpanie praw
wynikajgcych z rejestracji uprawnia S. Holdings do wystgpienia wzgledem obowigzanego z

roszczeniami okre$lonymi w art. 9 ust. 3 rozporzadzenia oraz art. 286 p.w.p.

Skala sprzedazy i liczne stwierdzone wypadki naruszenia uzasadniajg uznanie, ze uprawniona
ma interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia przysztych roszczen. Aby nie wystgpity niekorzystne dla
niej skutki, konieczne jest niezwtoczne zapewnienie ochrony przystugujacych jej praw wytacznych.
Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania przez obowigzanego unijnych znakéw towarowych

godzi w interesy uprawnionej i naraza jg na state zwiekszanie wymiaru wyrzadzanej jej przez A.D. szkody.

Sad podziela poglad, ze interes prawny w uzyskaniu natychmiastowej, cho¢ tymczasowej
ochrony prawnej polega na zapobiezeniu niekorzystnym skutkom kontynuowania w czasie trwania
procesu dziatalnosci naruszajgcej wtasnosc¢ intelektualng. [A.Jakubecki, Postepowanie zabezpieczajg-
ce w sprawach z zakresu prawa wiasnosci intelektualnej, Zakamycze, 2000 r., str. 308-310].
Wykazanie interesu prawnego sprowadza sie do uprawdopodobnienia, ze nastepstwa bezprawnych
dziatanh sprawcy naruszenia sg nieodwracalne, a przynajmniej trudne do petnego usuniecia. Jest tak w
przypadku, gdy uprawnionemu zagraza szkoda, ktérej wielko$¢ bedzie trudna do doktadnego
OkreSlenia. Z takg sytuacjg mamy do czynienia w zasadzie zawsze, gdy naruszenie dotyczgce
wytgcznych praw majgtkowych z dziedziny wfasnoSci intelektualnej polega na wprowadzaniu do
obrotu nielegalnych produktow. W tym przypadku za wystarczajgce do orzeczenia w trybie
zabezpieczenia zakazu bezprawnych dziatan wydaje sie — obok wiarygodnosci roszczenia —
wykazanie samego sposobu dziatania sprawcy, z ktérego wynika interes prawny w uzyskaniu

zabezpieczenia przez uprawnionego. [A. Jakubecki, idem., str. 321].

Zadane sposoby zabezpieczenia sg adekwatne do roszczen z jakim w S. Holdings zamierza

wystgpi¢ na droge sgdowa. Zapewnig jej one nalezytg ochrone prawng, a A. D. nie obcigzg ponad



potrzebe, moze on bowiem importowaé, oferowac i wprowadza¢ do obrotu towary, ktdre nie naruszajg

praw wytgcznych i interesdéw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730w zw. z art. 755 § 1 pkt1k.p.c)

Uznajac, iz zajecie naruszajgcych towardw nalezycie zabezpiecza wykonalnos$¢ tymczaso-
wych zakazéw, Sad postanowit o oddaleniu wniosku o zagrozenie obowigzanemu nakazaniem zaptaty
na rzecz uprawnionej sumy przymusowej. Wniosek w tym zakresie zostat ponadto sformutowany nie
dos¢ precyzyjnie, tak ze zagrozenie zaptatg sumy przymusowej odnosi sie do przysztych roszczen, a
nie do sposobdw zabezpieczenia. Uszto ponadto uwadze uprawnionej, ze zagrozenie nie moze

odnosié sie do zajecia. (a contrario art. 756§ 1 k.p.c. w zw. z art. 1050%i art. 1051" k.p.c.)

Whniosek oddalony zostat takze w tym zakresie w jakim Sad dokonat mieszczacych sie w
granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformutowan w poréwnaniu ze zgtoszonymi

zgdaniami.

Stosownie do art. 733 k.p.c. Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.
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